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artikel van Grosheide, die schrijft: ’De vraag of iets gelijkt
opofovereenstemtmet ietsanderszal fenomenologischniet
anders worden beantwoord ten aanzien van warenmerken
dan ten aanzien van literaire teksten’ en ’De juridische dog-
matiek eist echter dat wat fenomenologisch hetzelfde effect
teweegbrengt: verwarring bij de waarnemer, rechtens uit-
een wordt gelegd al naar gelang sprake is van een merken-
rechtelijke dan wel een auteursrechtelijke benadering.’ Hij
vindt het dan ook niet goed begrijpelijk ’waarom Verkade
die integratie van inbreukcriteria lijkt voor te staan, zo apo-
dictisch enzonder argumentA-GAsser endeHogeRaadbij-
valt in hun categorische afwijzing van verwarring als (ele-
ment van de) inbreukmaatstaf in het auteursrecht.’
Nu, na het voor Grosheide alvast gedeeltelijk toch zo bevre-
digende Elwood-arrest komt hij hierop terug met de vol-
gendeuitspraak:25 ’Theorie enpraktijkvanhet intellectuele
eigendomsrecht laten zien dat steeds vaker sprake is van
geïntegreerde behandeling van auteursrecht en merken-
recht.’ Hij wenst ’reflectie op de traditionelemanierwaarop
de verschillende deelgebieden van het intellectuele eigen-
domsrecht, incasuhetauteursrechtenhetmerkenrecht,van
elkaar plegen teworden onderscheiden.Houdt die traditio-
nele benadering nog steeds stand? Gelezen het Decaux/
Mediamax-arrest is dat onveranderlijk de opvatting van de
Hoge Raad: verwarring is bijvoorbeeld geen onderdeel van
de auteursrechtelijke inbreuktoets maar een criterium uit
het merkenrecht. Bij de gestage uitbreiding van
auteursrechtelijk te beschermen objecten komt echter de
vraag opwaarom verwarring niet zoumogen bijdragen aan
het oordeel of sprake is van nabootsing’. Ter vergadering
van de Vereniging voor Auteursrecht op 27 oktober 2006
hield Grosheide zijn pleidooi voor ’samengroeing van
auteurs- en merkenrecht’. Het voorstel viel hier echter als
een baksteen.
Kortom,de strijd omverdere verknoedeling van auteurs- en
merkenrecht gaat door na het Elwood-arrest. Zal de Hoge
Raad bezwijken voor deze verdere verlokking van het feno-
menologische sirenenlied? Ik wil hopen dat de Hoge Raad
integendeel op zijn in het Elwood-arrest gezette eerste
schrede zal terugkeren en dit arrest zal verwijzen naar de
rommelzolder.Eénwankel,dochnetvoldoendegezichtred-
dend, middel hiertoe zou kunnen zijn een nieuwe redene-
ring van de Hoge Raad dat hij het in het Elwood-arrest niet
zo slecht bedoeld heeft als het er staat. Dat hij slechts
hypothetischerwijs is ingegaan op de suggestie van Benet-
tondatmerkenrechtelijke verwordingbij analogiekanwor-
den toegepast op het auteursrecht, en dat de Raad slechts
bedoeld heeft uit te drukken dat ook binnen deze analogie
Benettongeenbeenheeft omop te staan.Met eendergelijke
’exit strategy’ zou de Hoge Raad ons allen, met uitzonde-
ring dan van de twee hier zo veelvuldig aangehaalde schrij-
vers, alsnog gelukkig kunnenmaken.
Amsterdam, november 2006
Verwatering, ’verknoedeling’ en verandering van
wezenlijke waarde: reactie op het artikel van prof. mr.
H. Cohen Jehoram
Prof. mr. D.J.G. Visser
Inleiding
De bijdrage van prof. mr. H. Cohen Jehoram over het naar
zijn oordeel ’onbezonnen’ arrest van de Hoge Raad in de
zaak Benetton/G-Star over de Elwood-spijkerbroek1 vraagt
om verschillende redenen om een reactie.
Cohen Jehoram stelt dat de Hoge Raad in dit arrest de ’ver-
watering van werken’ zou hebben erkend en spreekt daar
vervolgens op de van hem bekende wijze2 zijn afkeuring
over uit.3 Zoals hieronder zal worden aangegeven leert le-
zing van het arrest en de onderliggende stukken evenwel
dat de Hoge Raad verwatering van werken in het bewuste
arrest vermoedelijk helemaal niet heeft erkend. Cohen Je-
horams bezwaren tegen het bewuste arrest ontberen dus
waarschijnlijk feitelijke grondslag.
DedoorCohenJehorambestreden’verwateringvanwerken’
vindt volgens hem zijn oorsprong in een ’verknoedeling’
van auteurs- en merkenrecht waar hard tegen gestreden
moetworden. Indeze bijdrage zalwordenbetoogddat deze
’verknoedeling’ een vermoedelijk niet eenvoudig te bestrij-
den realiteit is waar een passend antwoord opmoet worden
gevonden.Mogelijk kandit door enigerlei vormvanflexibi-
liteit in de beschermingsomvang vanhet auteursrecht (’ver-
watering vanwerken’) te onderkennen. Daarbij zal ook nog
kortworden aangegevenwaarombezwaarlijk valt in te zien
dat een dergelijke benadering een groot obstakel zou zijn
voor het Europese vrije verkeer van goederen.
Ten derde en ten slotte wordt in deze bijdrage ingegaan op
hetgeen dat het arrest van de Hoge Raad wél belangrijk
maaktenwaaroverprejudiciëlevragenzijngesteld:deeven-
tuele verandering van de wezenlijke waarde van de waar in
het merkenrecht4 tengevolge van inburgering of bekend-
heid.
I DeHoge Raad heeft ’verwatering vanwerken’ niet erkend.
Noch in het arrest van deHR (rov. 3.13) noch in de conclusie
van de A-G valt te lezen dat de ’verwatering van werken’
wordt erkend.
Blijkens de stellingname vanBenetton bij hetHof spelen de
volgende schakels in een redenering die aanleiding zouden
kunnen geven tot de conclusie dat G-Star haar auteursrecht
door ’verwatering’ verloren zou hebben:
(i) dat de Auteurswet een beroep op verlies/vermindering
van auteursrechtelijke bescherming überhaupt toelaat;
25 In een inleidende notitie op de in de Vereniging voor Auteursrecht op
27 oktober 2006 gehouden studiemiddag ’Op de grens van auteurs- en
merkenrecht’.
1 HR 8 september 2006, LJN AV3384, als verbeterd door HR 13 oktober
2006, LJN AZ0095, Benetton Group Spa tegen G-Star International B.V.
2 ’Le style est l’hommemême’ (Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, ’Dis-
cours sur le style’, 25 augustus 1753, zie: http://hypo.ge.ch/athena/buffon/
buf_disc.html).
3 De ’verwatering vanwerken’ wordt gekwalificeerd als een ’uniekmon-
strum’. Daarmee wordt ’verwatering vanwerken’ toegevoegd aan de rij
van andere door Cohen Jehoram gepercipieerde ’uniekemonstra’ waar-
mee Nederlandweer eens ’de risee dreigt te worden van Europa en de
rest van de wereld’, zoals: de geschriftenbescherming, de formulering
van art. 13a Aw, het niet opnemen van de driestappentoets in de
Auteurswet en, meest recent, de erkenning van de geur als werk.
4 In de zin van art. 3 lid 1 sub e, eerste streepje van deMerkenrichtlijn,
art. 2 lid 2 BVIE (art. 1 lid 2 BMW (oud)).
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(iia) dat daarvan sprake is als de auteursrechthebbende (i.c.
G-Star) niet optreedt tegen navolging door derden;
(iib) dat daarvan óók sprake is als de auteursrechthebbende
(i.c. G-Star) het werk zélf zou verwateren door gebruik in
andere broeken dan de Elwood.
Ook voor Benetton was duidelijk dat naast schakel (i) ook
toepasselijkheid van (iia) of althans (iib) essentieel was.
HetHof heeft zich uitgelaten over schakels (iia) en (iib): (iia)
werd voldoende weersproken geacht. Punt (iib) werd niet
relevant geacht, kort gezegd met de redenering dat een au-
teur niet zijn eigen werk kan verwateren. Het hof hoefde
dus aan schakel (i) niet toe te komen.
Blijkens rov. 3.13 is in cassatie schakel (iia) niet eens meer
aande orde, terwijl blijkens rov. 3.13, laatste volzin, schakel
(iib) faalt ’alleen al omdat zonder nadere toelichting, die Be-
netton niet heeft gegeven, niet valt in te zien dat van ver-
watering in de hier bedoelde zin sprake zou kunnen zijn
indien uitsluitend demaker van eenwerk zelf de daarin tot
uitdrukking komende stijlelementen in andere werken be-
zigt’.
Hieruit volgt: dat de HR zich wél – en wel: negatief – heeft
uitgelaten over schakel (iib), en daarin geoordeeld dat in elk
geval – als regel – ’zelfverwatering’ onvoldoende is voor be-
perking van auteursrechtelijke aanspraken. Ook de Hoge
Raad hoefde dus aan schakel (i) (en schakel (iia)) niet toe te
komen.
Hieruit volgt echter allerminst dat deHRzich ookheeft uit-
gesproken over de houdbaarheid van schakel (iia) (iia was in
cassatie niet eens aandeorde) en schakel (i).Doordat de ’ket-
ting’ reeds via schakels (iib) en (iia) kon worden doorge-
knipt, behoefde de Hoge Raad aan schakel (i) niet toe te ko-
men.
Zo werkt dat nu eenmaal in cassatie. De Hoge Raad had er
mogelijk in een obiter dictum iets over kunnen zeggen,
maar heeft dat niet gedaan. Alle reden dus omaan te nemen
dathet arrestBigott/Doucal,5waaruit volgtdat verwatering
vanwerken nu juist niet kan, nog steeds geldt. En dus geeft
hetarrest indezaakBenetton/G-Stargeenenkele redenvoor
Cohen Jehoram om zich zo druk te maken. Zijn artikel is
zelfsmisleidendtenoemen,voorzoverhijde lezerswildoen
geloven dat het anders zou zijn (om zich daar vervolgens
boos tegen af zetten).
II De onderlinge afstemming (’verknoedeling’)
Toch is er wel reden om in te gaan op hetgeen Cohen Jeho-
ram te berde brengt over de verwatering van werken en de
door hem genoemde ’verknoedeling’ van auteurs- en
merkenrechten. Ik begrijp dat hij met ’verknoedeling’6 be-
doelt het verschijnsel dat inbreukcriteria en beschermings-
omvang van verschillende IE-rechten (in de praktijk) heel
dicht bij elkaar komen te liggen of zelfs samenvallen. Ieder-
een die in de IE-praktijk actief is weet dat deze ’verknoede-
ling’ een realiteit is en dat deze zich niet beperkt tot het
auteurs- enhetmerkenrecht. Alle beschermingsregimesdie
betrekking kunnen hebben op vormgeving raken steeds
meer ’verknoedeld’, of, minder negatief uitgedrukt: raken
onderling op elkaar afgestemd. Het auteursrecht, het
merkenrecht, het modellenrecht en de slaafse nabootsings-
beschermingwordenindepraktijkbijelkaargenomenwan-
neer bescherming wordt gezocht voor vormgeving. Vervol-
gens wordt gekeken welk regime in een concreet geval de
meeste kansen biedt of de minste problemen oplevert en
daar wordt dan primair een beroep gedaan,met vaak subsi-
diair één, twee of drie van de andere rechten er achteraan.
De rechter die een beweerdelijk inbreukmakend voorwerp
wil verbieden kiest daarvoor het recht dat in het betrokken
geval met de eenvoudigste motivering kan worden toege-
past. Niet zelden gooit ook de rechter verschillende rechten
op éénhoop enwijst de inbreukvorderingmet één formule-
ring toe of af.
De onderlinge afstemming van het auteurs- en het modellenrecht
Een duidelijk voorbeeld van verknoedeling vormt de zaak
Decaux/Mediamax.7 De zaak had zoals bekend betrekking
op houders voor reclameborden. Het Hof kwam na bespre-
king van een aantal verschillen tussen de wederzijdse hou-
ders tot de conclusie dat op grond van die verschillen, in
samenhang beschouwd, de totaalindrukken vande produc-
tenvanpartijenzodanigverschillendwarendatvan inbreuk
op auteurs- of modelrecht geen sprake was. De Hoge Raad
oordeelde dat ’de door het Hof voor de onderhavige toet-
sing gebezigde maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit
modelrechtelijk oogpunt juist is’. Het Hof had het auteurs-
recht en het modellenrecht ’verknoedeld’ en de Hoge Raad
keurde dat goed.8
De onderlinge afstemming is het gevolg van (te veel) samenloop/
cumulatie
Verknoedeling is ongetwijfeld en onvermijdelijk het gevolg
vande samenloopof cumulatie van IE-rechten.Debovenge-
noemde vier beschermingsregimes worden in dezelfde ca-
susposities opdezelfde feitenomdezelfde redenenmethet-
zelfde doel toegepast, te weten nabootsing van vormgeving
tegen gaan.
De verknoedeling is zeker niet pas met Decaux/Mediamax
begonnen. Het is aannemelijk dat de samenloop en de ver-
knoedeling in Nederland zich sterk heeft ontwikkeld in de
periode 1975-2003. Toen in 1975 een beroep op de slaafse
nabootsing verboden werd voor tekeningen en modellen,
via de zogenaamde negatieve reflexwerking van het toen-
malige art. 14 lid 5 BTMW, bleek dat veel modellen niet of
niet tijdig gedeponeerd waren en is de auteursrechtelijke
beschermingsdrempel, in ieder geval in de lagere recht-
spraak, verlaagd tot het niveau van het ’schroeven en
5 HR 16 april 1999,NJ 1999, 697m.nt. P.B. Hugenholtz, AMI 1999, p.
148m.nt. Cohen Jehoram, IER 1999, nr 29, p. 161m.nt. FWG (Bigott/
Doucal).
6 Het woord komt niet voor in Van Dale.
7 HR 29 december 1995,NJ 1996, 546m.nt. DWFV.
8 Inmiddels is het totaalindrukken criterium in het auteursrecht geëvo-
lueerd tot de Accordo/Tros formule (HR 29 november 2002,NJ 2003, 17:
het komt er bij de overeenstemmingsvraag op aan ’of het beweerdelijk
inbreukmakende werk in zodanigemate de auteursrechtelijk
beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaal-
indrukken die de beide werkenmaken te weinig verschillen voor het
oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kanworden
aangemerkt’. In hetmodellenrecht gaat het inmiddels om de vraag of
het beweerdelijk inbreukmakendemodel ’bij de geïnformeerde gebrui-
ker geen andere algemene indrukwekt’. In de praktijkmaakt het ver-
moedelijk weinig of niets uit: het blijft de ’totaalindruk’ van de
betrokken feitenrechter die de doorslag geeft, in alle vormgevings-
beschermingsregimes. Als de feitenrechter daarbij maar de nodige lip-
pendienst bewijst aan de wettelijke c.q. door deHR of het BenGH of het
HvJEG geformuleerde criteria, gaat hij, bezien door de cassatiebril, uit
van een juiste of niet onjuiste rechtsopvatting, en zal zijn oordeel zelden
of nooit onbegrijpelijk zijn.
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moeren’-auteursrecht.9 Op 1 december 2003 werd de nega-
tieve reflexbepaling uit de BTMW geschrapt en kon weer
wordenuitgewekennaarde slaafsenabootsing.Het ’schroe-
ven en moeren’-auteursrecht was inmiddels evenwel een
wijdverbreid fenomeen geworden.
In diezelfde periode en vermoedelijk deels om dezelfde re-
denmaakte het vormmerk een sterke groei door. Bij gebrek
aan een (tijdig) gedeponeerd model en omdat de gang naar
de slaafse nabootsing was afgesloten werd (naast het au-
teursrecht) steeds vaker het vormmerk ingeroepen. Na Bur-
berrys II10 kon in de Benelux bij wijze van spreken alles een
(vorm)merk zijn.11 Het merkenrecht had bovendien het
voordeel dat men zich op het destijds voor alle merken gel-
dende ruime associatie-inbreuk criterium kon beroepen.
Nadeel van het merkenrecht is dat het kan verwateren. Dat
gegeven leidde tot de andere belangrijke zaakdie de samen-
loop, de verknoedeling en de (on)mogelijkheid van ’ver-
watering van werken’ op de kaart heeft gezet: Bigott/
Doucal.
Het Bigott/Doucal arrest leert ons dat onbeperkte samen-
loop tussen auteursrechtelijke en merkenrechtelijke be-
scherming op twintig jaar oude sigarettenpakjes tot het op
zijnminst opmerkelijke resultaat kan leidendatdeuitmon-
stering van het pakje merkenrechtelijk volledig is verwa-
terd, omdat veel pakjes er inmiddels zo uit zien, maar
auteursrechtelijk nog recht overeind staat, zodat een ver-
bod opbasis daarvandaaromzondermeermogelijk is.Naar
aanleiding daarvan is wel gesuggereerd dat er misschien
aanleiding was om te komen tot zoiets als ’verwatering van
werken’.12
In een ideale IE-wereld
In een ideale IE-wereld zou Cohen Jehoram gelijk hebben
dat verwatering vanwerken anathema is.
In een ideale IE-wereld zou er alleen auteursrecht rusten op
die werken van letterkunde, wetenschap of kunst waarvoor
de Auteurswet blijkens haar wortels bedoeld is. Daartoe be-
horen geen objecten als confectiespijkerbroeken, laat staan
op basis van een laagdrempelige invulling van het werk-
karakter. Deze stelling laat zich eenvoudig bewijzen door-
dat, als het anders zou zijn, er nooit (zo lang) gelobbyd en
gezeurd zou zijn over een beschermingsmogelijkheid via
het modellenrecht: daaraan bestond dan immers geen be-
hoefte. Ineen ideale IE-wereld is ergeenplaatsvoorauteurs-
recht op een confectiespijkerbroek, laat staan voor een be-
scherming van een in 2006 op de markt gebrachte hippe
spijkerbroek tot het jaar 2131.13
Ineen ideale IE-wereldzoudeontwerper vaneenhippe spij-
kerbroek natuurlijk tijdig eenmodeldepot hebben verricht
en zouden marktpartijen als Benetton, H&M, Zara en
HEMA altijd nog tot 2031 wachten alvorens een spijker-
broek op demarkt te brengen die geen andere algemene in-
drukwekt.
De echte wereld
Zo werkt het in de echte wereld dus niet. Quaedvlieg heeft
in zijn artikel de realiteit en het probleem blootgelegd dat
het goed mogelijk is dat name trendsettende ontwerpen
ruimvoor 2031 en zeker voor 2131 kunnen zijn ’verwaterd’
tot een onbeschermde stijl.14 Quaedvlieg’s eerste bijdrage
hierover was een reactie op het arrest Decaux/Mediamax.15
Asser en Verkade merken als A-G resp. als annotator bij
Decaux/Mediamax op dat het niet alleen voor studenten,
maar ook voor rechtzoekenden, advocaten en rechters mis-
schien handig zou zijn als zij in dezelfde casus ongeacht het
toepasselijke juridische regimezoveel alsmogelijkvoorzien
zouden worden van dezelfde beoordelingscriteria. Gros-
heide16 haakt daarbij aan in zijn artikel over zwakke wer-
ken, waarin ook een verhelderende schets wordt gegeven
van de echte wereld.
Daar lijktmij niet veel bezwaar tegen kunnenbestaan, inte-
gendeel.Cohen Jehorammaaktwelbezwaar:dat is verknoe-
deling! ’Verknoedeling’ is evenwel nietmeer dan een kwali-
ficatie (met een kennelijk door Cohen Jehoram bedoelde
negatieve bijklank). In Leiden leerde ik evenwel dat kwalifi-
caties geen argumenten zijn, en de juistheid van die les wordt
voormijdoordestellingnamevanCohenJehoramweereens
bewezen.
Hierboven heb ik ’verknoedeling’ als een wat mij betreft
neutrale kwalificatie gebruikt, en tevens argumenten gege-
venwaaromdaarvoor juist goede redenen zijn.Het is overi-
gens beter om als dit debat, hopelijk zakelijk, wordt voort-
gezet, af te zien van potentieel stemmingmakende
kwalificaties. Eenneutrale kwalificatie kanbijv. luiden: ’het
gezichtspunt van interne rechtsvergelijking’.17
Inhet bovenbesproken arrest Bigott/Doucalwordt dekwes-
tie door de Hoge Raad verder op scherp gesteld: cumulatie
tussen auteurs- en merkenrecht is, kort gezegd, onbeperkt
mogelijk en originaliteit (en beschermingsomvang?) van
auteursrechtelijke werken moet volledig worden beoor-
deeld naar het moment van schepping van het werk. Anno-
tator Hugenholtz zet vraagtekens bij de consequenties van
de combinatie van deze twee aannames. Vervolgens ver-
schijnt de term en de eventuele figuur van de ’verwatering
vanwerken’ ten tonele.
Kern van de kritiek
Als ik het goed zie komt de kritiek van Cohen Jehoram op
alle suggesties en gedachten van Asser, Verkade, Quaed-
vlieg, Grosheide, Hugenholtz en anderen erop neer dat zij
blijk geven van een ’uiterst instrumentele opvatting vanhet
recht’. ’Met een ’integratie’ van rechtsgebieden komt men
zo inderdaad altijd wel tot het ’beoogde resultaat’. ’Om het
’beoogde resultaat’ te bereiken opene men de hele juridi-
sche gereedschapskist en kieze daaruit hetmeest geëigende
9 Term van Quaedvlieg, zie zijn noot bij Hof DenHaag 3 februari 2000,
AMI 2001, nr. 1, p. 48, (SlagboomElectric/Koz Products).
10 BenGH 16 december 1991,NJ 1992, 596m.nt. DWFV, IER 1992, p. 57
m.nt. SdW (Burberrys II).
11 Dit bracht annotator Verkade destijds tot de uitspraak: ’Het komt
erop neer dat voor eenmerk niet nodig is dat de ondernemer er eenmerk
in zag, noch dat de consument er eenmerk in ziet. Het is voldoende als
de advocaat en vervolgens de rechter ermaar eenmerk in willen zien’.
12 Voor zover ik weet gebeurde dat voor het eerst tijdens een niet gepu-
bliceerde CIER-lezingmet de titel ’verwatering vanwerken’ op 18 okto-
ber 2000 in Utrecht.
13 Ervan uitgaande dat de hippe en dus jonge ontwerper nu hoogstens
dertig is en vijfentachtig jaar oudwordt, + zeventig jaar PMA = 2131.
14 Quaedvlieg, ’Baanbrekende ontwerpen en vrijheid van stijl: het
dilemma van de trendsetter in het auteursrecht’, BIE 2004, p. 488.
15 Quaedvlieg, ’Een stijlloze totaalindruk’, AMI 1996, p. 195.
16 Grosheide, ’Zwakkewerken’, in: Intellectuele Eigenaardigheden (Bremer-
bundel), p. 121.
17 Vgl. A.G.Maris ’Dwanglicenties in dwarsverband’, BIE 1985, p. 207
(AlbumAmicorumHelbach).
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instrument, monumentenrecht, arbeidsrecht of merken-
recht of welk rechtsgebied ook. De keuze is onbeperkt. Het
recht dient blijkbaar om de wensen van de vindingrijke ge-
bruiker ervan ’rechtsomof linksom’ te vervullen’. AldusCo-
hen Jehoram, die het daar duidelijk niet mee eens is.18
Monumentenrecht en arbeidsrecht hebben er natuurlijk
weinigmee temaken,maar die gereedschapskist is er inder-
daad en naast het merkenrecht zitten daar inderdaad
tenminstehet auteursrecht enhet (geregistreerde énhet on-
geregistreerde gemeenschaps)-modellenrecht en de on-
rechtmatige daadsbescherming in.
De IE-advocaatkiestuitdiegereedschapskist ’hetmeestgeëi-
gende instrument’ om het door hem beoogde resultaat te
bereiken. Het maakt hem niets uit welk instrument dat is
en het liefst gebruikt hij ze voor de zekerheid allemaal. Dat
is ook zijn taak. Uit de context van de in de vorige alinea
geciteerde woorden van Cohen Jehorammaak ik op dat hij
dáár geen moeite mee heeft. Maar hij heeft blijkbaar wel
moeitemet de IE-advocaat aande andere kant, of de rechter,
die óók, en nog een niveau dieper, in die gereedschapskist
duikt, waar meer gespecialiseerde instrumenten zoals sa-
menloop, reflexwerking en interne rechtsvergelijking zijn
te vinden. Cohen Jehorams diskwalificatie gaat voorbij aan
de in rechtspraak en wetenschap erkende toelaatbaarheid
van argumentatie vanuit die diepere lagen uit de
gereedschapskist, en ook in IE-context meer dan eens met
succes.
Het is aan de rechter en a fortiori aan de wetenschap om te blij-
ven opletten of de over en weer gekozen instrumenten niet
worden misbruikt, oftewel leiden tot een naar objectieve
maatstaven ’in de echte wereld’ ongewenst resultaat. Juist
vanwege de vindingrijkheid van de advocaten om ’linksom
of rechtsom’ het door hen gewenste resultaat te bereiken, is
het de taak van de rechter en van de wetenschap om te blij-
ven nadenken of die resultaten steeds wel wenselijk zijn:
net zo goedbij argumenten van advocaten aan eisende zijde
als bij advocaten aan verwerende zijde.
Dat betekent ook datmoet worden gesproken over de even-
tuele wenselijkheid om bepaalde door eisers ingezette in-
strumenten bij te vijlen om onwenselijke scherpe kantjes
eraf te halen.Dat kun je ’uiterst utilistisch’ noemen, of kort-
weg praktisch, maar het is m.i. wat rechtspraak en weten-
schap vooral door het streven naar rechtvaardigheid gebo-
den is. Ik herhaal overigens dat kwalificaties (hier ’uiterst
utilistisch’ of ’praktisch’) geen argumenten zijn.
Alternatieven
Uiteraardzouhetookeenmogelijkheidzijnomdeverknoe-
deling terug te dringen door de samenloop terug te drin-
gen, bijvoorbeeld door de auteursrechtelijke drempel (fors)
te verhogen. Nu de slaafse nabootsing in volle glorie terug
is, kunnen – uitgaande van instemmingmet die aloude leer
van de Hoge Raad – daar immers geen ’ongelukken’ meer
door ontstaan. (Juist omdat die slaafse nabootsing terug is
en omdat in het modellenrecht inmiddels het vereiste van
’eigen karakter’ is geïntroduceerd dat inNederland nauwe-
lijks lager lijktdanheteigenoorspronkelijkkarakter enper-
soonlijk stempel, leidt hetmodellenrecht inNederlandnog
steeds een zieltogend bestaan). Er is weinig reden om aan te
nemen dat dit snel gaat veranderen.19 Ook zou men stren-
ger kunnenzijnbij het accepteren vanvormmerken.OpEu-
ropees niveau ismen daar hardmee bezig.
Moeilijk probleem
Het nadenken over de mogelijkheid van verwatering van
werken is een andere benadering.
Natuurlijk zal er veel weerstand bestaan tegen de ultieme
consequentie, de totale verwatering en daarmee het verval
van auteursrechten. Die weerstand bestaat in het merken-
recht overigens evenzeer: eenafnamevanbeschermingsom-
vang wegens verwatering aannemen, daar willen rechters
nog wel aan, maar het totale verval van de merkrechten op
Spa, Aspirine of Luxaflex dat is toch wel erg sneu en ’oneer-
lijk’.20 Het treft namelijk commercieel gezien als het ware
de meest succesvolle merken. Hetzelfde geldt voor de im-
mens succesvolle werken / ontwerpen zoals de inmiddels
weer alom populaire (varianten op de) zwevende buizen-
stoel van Mart Stam uit 192721 en, meer recent, de
TripTrapp-stoel. Verwatering tot nul,waarbij ookde één op
één kopie niet meer verboden kan worden, gaat vermoede-
lijk (veel) te ver.22 Maar waar leg je dan de grens? Het is een
moeilijk probleemdatQuaedvlieg23 fraai schetst enhet ver-
dient daarom zeker serieuze aandacht van de wetenschap.
Het buitenland
Zoals meestal eindigt de kritiek van Cohen Jehorammet de
stelling dat Nederland ’volledig uit de pas’ zou lopen met
de rest van de wereld en dat daarmee een obstakel voor het
Europese vrije verkeer van goederen zou ontstaan. Hij laat
echter na om aan te geven of samenloop-problemen, die de
oorzaak vormen van de verknoedeling, in het buitenland in
dezelfdematebestaanenhoedaar eventueelmeewordtom-
gegaan. In het Verenigd Koninkrijk heeft, om maar wat te
noemen, altijd de common law ’tort’ van ’passing off’ be-
staan, in Duitsland is een beroep op het UWG altijd moge-
lijk gebleven en in België bestaat de ’Wet op de handels-
praktijken’. Bovendien ligt de auteursrechtelijke drempel,
indevormvande ’Gestaltungshöhe’, voor industriële vorm-
geving aanzienlijk hoger dan bij ons. Situaties blijven
daarommoeilijk te vergelijken.
18 Althans als het gaat om de verdediging tegen het verwijt van inbreuk
(zie nader hieronder).
19 Hoewel goed verdedigbaar is dat demanier waarop de (in de tijd onbe-
perkte) slaafse nabootsings-beschermingmomenteel in Nederland
wordt toegepast in strijd is met (met name) de door de invoering van het
drie-jarige ongeregistreerde gemeenschapsmodel beoogde harmonisa-
tie. Er is een procedure tot aan het HvJ EG voor nodig om dat vast te stel-
len, waarbij een rechterlijke instantie bereid gevondenmoet worden om
de relevante prejudiciële vraag te stellen.
20 Tot 1970 gold hier te lande ook de ijzeren regel van ’eensmerk, altijd
merk’.
21 Zie hierover: O.Macel, ’Der Freischwinger, vomAvantgardeentwurf
zurWare’ diss. Delft 1992: ’Het onderwerp van dit proefschrift is de
achterpootloze stoel, een inventie van de Nederlandse functionalistische
architectMart Stam (1899-1986) uit het jaar 1926. De stoel zonder ach-
terpoten is tegenwoordig een alledaags verschijnsel, meestal verbannen
naar de wachtkamers en kantoren, waar niemand bij stilstaat. Vijfen-
zestig jaar eerder was het echter naders. Het ontwerp wekte verbazing –
het leek alsof men in de lucht zat. Al spoedig begrepen de vindingrijke
fabrikanten, dat deze stoel een winstgevendmarktproduct is. Vanaf dat
moment begint een langlopende strijd om auteurs- en productierechten
die in het bijzonder in Duitsland nog steeds gaande is’.
22 Zie ook Quaedvlieg, BIE 2004, p. 491, noot 30.
23 Quaedvlieg, BIE 2004, p. 488 e.v.
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Cohen Jehoram suggereert dat in het auteursrecht na zeven
richtlijnen bijna alles geharmoniseerd is. Dat geldt in ieder
geval niet, zeker niet in de praktijk, voor de beschermings-
drempel en niet voor de beschermingsomvang. Daarin gaat
ieder land zijn eigen gang en dat hangt deels weer samen
met het feit dat de ongeoorloofde mededinging m.b.t.
slaafsenabootsingbij langenanietgeharmoniseerd is.24Als
er in Nederland al een ’uniekmonstrum’ is dat daadwerke-
lijke harmonisatie en het Europese vrije verkeer van goede-
ren in de weg staat dan is het de slaafse nabootsings-
bescherming en de manier waarop deze momenteel in
Nederland weer zeer liberaal wordt toegepast.25 Een even-
tuele beperking van de beschermingsomvang van ons
’schroeven en moeren’-auteursrecht door tijdsverloop valt
daarbij in het niet.
III Verandering vanwezenlijke waarde
Tot slot iets overwathetBenetton-G-Star-arrestwél belang-
rijk maakt. Het Amsterdamse hof had in casu, kort gezegd,
op verkeerde gronden aangenomen dat de vormgeving van
deElwood-spijkerbroekniet van invloed isopdewezenlijke
waarde van de waar in de zin van art. 2 lid 2 BVIE (art. 1 lid
2 BMW (oud)).
Het hof heeft niet vastgesteld ’dat zich niet het geval voor-
doet dat uiterlijk en vormgeving van de Elwood-broek door
hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke
mate haar marktwaarde bepalen. Daarbij moet in aanmer-
kingworden genomen dat het [Burberrys I26] arrest van het
Benelux-Gerechtshof meebrengt dat wanneer vaststaat dat
het publiek de waar met het als merk gedeponeerde uiter-
lijk vanwegedie vormaantrekkelijk vindt, de rechter tevens
dient te onderzoeken of die aantrekkingskracht schuilt in
de vorm als zodanig, dan wel in de omstandigheid dat het
publiek waarde hecht aan die vorm omdat het een teken ter
onderscheiding van de waar is. Onderzocht dient derhalve
te worden of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk
vindt om zijn uiterlijke kenmerken, los van het feit dat dat
uiterlijk (ook) als merk dient, dan wel omdat de Elwood-
broek in zijn uiterlijke kenmerken herkenbaar is als broek
van het merk G-Star. De enkele omstandigheid dat G-Star
ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitge-
breid reclame heeft gemaakt en daarin met kracht de aan-
dachtheeft gevestigdopde vijf onderscheidende elementen
van de broek en op het kniestuk, zoals het hof in het voet-
spoor van de rechtbank overweegt, kan, [...], dus niet tot de
gevolgtrekking leiden dat de marktwaarde van de broeken
toegeschreven kanworden aan dewens van het publiekwa-
renmet datmerk aan te schaffen’ (rov. 3.7.3).
Tot zover volgt deHogeRaadde conclusie vanA-GVerkade.
DeHoge Raad vervolgt echter:
’De vraag rijst evenwel of het verwijzingshof aan een her-
nieuwd onderzoek als hiervoor [...] bedoeldwel behoort toe
te komen. Aan de bestreden overwegingen van het hof ligt
de opvatting ten grondslag dat de uitsluiting van art. 3 lid 1
onder e, eerste streepje vandeMerkenrichtlijn, dus voor zo-
ver die betrekking heeft op de door de aard van de waar be-
paalde vorm, niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving
in deweg behoeft te staan, indien te eniger tijd – [...] vooraf-
gaande aan het depot – de aantrekkelijkheid van de vorm
een gevolg is geworden van de wervingskracht die samen-
hangtmet de bekendheid van de vormalsmerk’ (rov. 3.7.4).
’Het HvJEG heeft [in Philips/Remington27], weliswaar er-
aan herinnerd dat merken waarvan inschrijving op grond
van (ondermeer) art. 3 lid 1 onder e van deMerkenrichtlijn
moet worden geweigerd, gelet op art. 3 lid 3, niet door het
gebruik dat daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen
kunnen verkrijgen, maar daarmee is niet de hier in het ge-
ding zijnde vraag beslist, die immers geen betrekking heeft
op het onderscheidend vermogen van het omstredenmerk’
(rov. 3.7.4).
Dit brengt de Hoge Raad (in zijn verbeteringsarrest d.d.
16 oktober jl.) tot de volgende prejudiciële vraag:
’Moet art. 3 lid 1 onder e, derde streepje aldus worden uit-
gelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als
merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de
waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun
fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in be-
langrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uit-
sluitingtoepassing indien,voorafgaandaandeaanvrageom
inschrijving, voorhetpubliekdeaantrekkingskracht vande
desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan
wordendoordebekendheiddaarvanals onderscheidingste-
ken?’.
Dit is heel interessant. Het betekent dat ’de aantrekkings-
kracht van de desbetreffende vorm door de bekendheid
daarvan als onderscheidingsteken’ (volgens de HR) dus iets
anders is dan het onderscheidend vermogen zelf. Nu is be-
kendheid een belangrijke factor (bij het verwerven) van on-
derscheidend vermogen. Maar kennelijk moet de bekend-
heid nu uit het onderscheidend vermogen geïsoleerd
worden. Vervolgensmoetworden gekeken naar de aantrek-
kingskracht die die bekendheid heeft veroorzaakt met be-
trekking tot de vorm en moet die aantrekkingskracht ver-
volgenswordenafgewogentegendeaantrekkingskrachtdie
het gevolg is van de fraaiheid of oorspronkelijk karakter.
Ik kan me er best iets bij voorstellen,28 maar het lijkt mij
geen gemakkelijke operatie: de aantrekkelijkheid veroor-
zaakt door de bekendheid en de aantrekkelijkheid veroor-
zaakt door fraaiheid van elkaar scheiden en vergelijken.
(Terzijde: zouden we een dergelijke operatie ook moeten
gaan uitvoeren in het portretrecht met betrekking tot foto-
modellen en filmsterren alvorens de ’verzilverbare popula-
riteit’ vast te stellen? Worden lelijke mensen door bekend-
heid aantrekkelijk?).
Ik vermoed evenwel dat het HvJ EG deze vraag in ’de eerst
bedoelde zin’ gaat beantwoorden, te weten dat de wezen-
lijke waarde níet door bekendheid kan worden beïnvloed.
Eens wezenlijke waarde, altijd wezenlijke waarde. Al was
het maar omdat het HvJ dan de verduiveld lastige tweede
vraag van deHoge Raad niet behoeft te beantwoorden:
’Indien het antwoord op vraag 1 in laatstbedoelde zin luidt:
in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand
hebben gekregen, wil de uitsluiting niet langer van toepas-
sing zijn?’
24 Zie het proefschrift vanDe Vrey, Towards a European Unfair Competition
Law, diss. Utrecht 2005.
25 Zie De Vrey, o.c., stelling 2.
26 BenGH 14 april 1989,NJ 1989, 834, m.nt. LWH, BIE 1989, 329, m.nt.
Ste (Burberrys I).
27 HvJ EG 18 juni 2002,NJ 2003, 481m.nt. JHS, IER 2002, p. 251m.nt.
FWG (Philips/Remington).
28 Ik heb zoiets verdedigd inmijn afstudeerscriptie in 1992.
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Ik voorzie dat het HvJ EG (mét A-G Verkade) zal menen dat
hier sprake is van een ’acte éclairé’. In Philips/Remington
overwoog het Hof:
’Om te beginnen zij eraan herinnerd dat een vormwaarvan
de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1,
sub e, van de richtlijn, [...], in geen geval kan worden inge-
schreven op grond van artikel 3, lid 3’.
Aan de Hoge Raad kan worden toegegeven dat het onder-
scheidend vermogen, verworvendoorhet gebruikdat ervan
is gemaakt, nauwkeurig beschouwd iets anders is dan de
aantrekkelijkheid van de bekendheid die het gevolg is van
het gebruik dat ervan is gemaakt. Ik denk evenwel dat ver-
worven onderscheidend vermogen endoor gebruik verwor-
ven aantrekkelijkheid toch dermate dicht bij elkaar liggen
dat het HvJ het door de Hoge Raad gemaakte onderscheid
niet zal willen volgen. Dan wordt het dus: vorm eens van
invloedopdewezenlijkwaarde, altijd van invloedopdewe-
zenlijke waarde. Dat zal er mogelijk toe leiden dat invloed
op de wezenlijke waarde zeer beperkt zal worden geïnter-
preteerd.
Maar dat zullen we helaas voorlopig niet weten omdat dat
de Hoge Raad jammer genoeg niet ook meteen even ge-
vraagd heeft hoe de wezenlijke waarde van de waar en de
invloed daarvan nu precies bepaald moet worden, los van
toenemende bekendheidsinvloeden, en of onze Burberrys I
en Burberrys II-criteria inderdaad nog gelden in het gehar-
moniseerde Europese merkenrecht. Nu lopen we het risico
dat het HvJ der EG de eerste vraag ’in de eerst bedoelde’ zin
beantwoordt, de tweede vraag dus kan laten zitten en we
nog steeds niets weten over de ’Europese’ wezenlijke
waarde.29
Amsterdam, november 2006
29 In de Linde, Rado enWinward zaken liet het Bundesgerichtshof ook
al demogelijkheid voorbij gaan om een vraag te stellen over de wezen-
lijke waarde. Zie HvJ EG 8 april 2003, BIE 2004, p. 122, IER 2003, 241
(Linde, Rado enWinward). Zie over wezenlijke waarde uitgebreid: Quaed-
vlieg, ’Concurrence and convergence in industrial design: 3-dimensional
shapes excluded by trademark law’ in: Grosheide/Brinkhof (red.), Intel-
lectual property Law 2004; Articles on Crossing Borders between traditional and
actual, Intersentia 2005.
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